Sygn. akt XXIl GWo 81/20

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku B. Aktiengesellschaft w Monachium (RFN)

z udziatem G.O.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek G.O. o uchylenie zabezpieczenia udzielonego przez Sad Unijnych
Znakéw Towarowych i Wzorow Wspdlnotowych postanowieniem wydanym w dniu 28 wrze$nia 2018 r.
w sprawie sygn. akt XXIl GWo 63/18 w zakresie punktu I. i ll. (a contrario art. 742 k.p.c.)

Sygn. akt XXIl GWo 81/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28 wrzesnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 63/18 Sad
Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspdlnotowych udzielit B. Aktiengesellschaft w Monachium

zabezpieczenia roszczen o:

I. zakazanie G.O., prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg G.O. P. jako osobie trzeciej,
ktéra nie ma zgody uprawnionego, uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych Unii

Europejskiej:

- stownego BMW zarejestrowanego pod nr 000091835

- graficznego zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego zarejestrowanego pod nr 014015143



- graficznego “ zarejestrowanego pod nr 004319844
- stownego PHANTOM zarejestrowanego pod nr 002897593

polegajgcego na sSwiadczeniu ustug pod tymi znakami towarowymi, uzywaniu tych znakow
towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych nazw oraz na

uzywaniu tych znakéw towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczegdlnosci:

A) uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkciji identyfikacyjnej i rekla-

mowej jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej obowigzanego i dla jej reklamy, w postaci:

(a) adresu strony internetowej http:// (...).pl/ oraz adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym
https:// (...)
(b) adresow email: (...).pl, (...).pl, serwis@centrum-bmw.pl oraz (...).pl oraz nazwy uzytkownika (...)

na portalu spoteczno$ciowym https:// (...)

(c) nazwy przedsiebiorstwa obowigzanego CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis
CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej w catosci lub w czesci na stronie internetowej

http:// (...).pl/, na stronie https://www. (...)/,na budynku serwisu, np.: oraz na

reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na

oferowanych do sprzedazy samochodach:

(d) oznaczenia www. (...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

na jednym z budynkéw siedziby jego

przedsigbiorstwa: , jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice

rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(e) oznaczenia przedsiebiorstwa www.centrum-bmw.pl umieszczonego na samochodach reklamo-
(—_—
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wych, np.: | g |



B) uzywaniu stownego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i
pbudaty

—

reklamowej, jako czesci stownej oznaczenia stowno-graficznego U identyfikujgcego i reklamujg-
cego obowigzanego i jego dziatalnos¢ gospodarczg oraz jako czesci nazwy wiasnej przedsiebiorstwa

obowigzanego P. lub G. O. P.

C) uzywaniu graficznych znakéw towarowych BMW, tj. znakow @ , @ oraz m

(nr nr 000091884, 014015143 i 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy wiasnej dziatalnosci

gospodarczej obowigzanego, w szczegolnosci na stronie internetowej https://www. (...).com/ w

AN . P (CAY ]
. @
postaci umieszczonych na niej wizerunkéw tych znakow, np.: , , D&

poprzez:

1) nakazanie G.O.— na czas trwania procesu — zaniechania uzywania stownego znaku towarowego
BMW (nr 000091835) w jego funkgciji identyfikacyjnej i reklamowej, jako czesci oznaczenia dziatalnoéci

gospodarczej obowigzanego, w szczegdlnosci w:

(a) adresie strony internetowej http://centrum-bmw.pl/ oraz adresie uzytkownika CENTRUM-BMW na

portalu spotecznosciowym https:// (...)

(b) adresach email, np.: biuro@centrum-bmw.pl, kurczynski@centrum-bmw.pl, serwis@centrum-

bmw.pl oraz (...).pl oraz nazwie uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu spotecznosciowym https:/
(-.)

(c) nazwie przedsiebiorstwa w postaci stow CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis
CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej na stronie internetowej http:// (...).pl/, na

portalu spotecznosciowym https:// (...) oraz w innych miejscach, gdzie zostata ona uzyta, np. na

budynku serwisu

tredci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(d) oznaczeniu www. (...).pl umieszczonym m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

wwv.‘cenlfum'me‘V. )l |
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przedsiebiorstwa obowigzanego: na jednym z budynkéw siedziby jego

przedsiebiorstwa: & : , jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice


https://www.facebook.com/
https://pl-pl.facebook.com/CENTRUM-BMW-221962777839533/
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rejestracyjne (takich, jak na zdjeciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(e) oznaczeniu przedsiebiorstwa www. (...).pl umieszczonym na samochodach reklamowych, np.:
(e—)\
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w szczegolnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, ze wszystkich
miejsc, gdzie zostat on uzyty przez niego, stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835), w tym

usuniecia stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) z:

(f) adresu strony internetowej http:// (...).pl/ oraz adresu uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu

spotecznosciowym https:// (...)/;

(9) adreséw email, np.: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW
na portalu spotecznosciowym https:// (...) (h) nazwy przedsiebiorstwa obowigzanego CENTRUM-
BMW, CENTRUM-BMW SERWIS, Serwis CENTRUM-BMW lub CENTRUM-BMW, umieszczonej na

stronie internetowej http:// (...).pl/, na portalu spotecznosciowym https://www. (...) oraz w innych

miejscach, gdzie zostata ona uzyta, np. na budynku serwisu oraz na reklamowych

podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do

sprzedazy samochodach:

(i) oznaczenia www. (...)..pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

na jednym z budynkéw siedziby jego przed-

siebiorstwa: , jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice

rejestracyjne (takich, jak na zdjeciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(j) oznaczenia przedsiebiorstwa www.centrum-bmw.pl umieszczonego na samochodach reklamo-
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2) nakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — zaniechania uzywania stownego znaku
towarowego PHANTOM (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako czesci

oznaczenia dziatalnosci gospodarczej obowigzanego, w szczegdlnosci w:

pubaby

—

(a) oznaczeniu stowno-graficznym U
(b) nazwie wiasnej przedsiebiorstwa obowigzanego P.. lub G.O.P.,

w szczegollnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, stownego

znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) ze wszystkich miejsc, gdzie zostat on uzyty przez

obowigzanego, w tym usuniecia tego stownego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) z:
bebududq

—

(c) oznaczenia stowno-graficznego l umieszczonego m.in. na stronie internetowej obowigzanego
(d) nazwy wiasnej przedsiebiorstwa obowigzanego P. lub G. O. P.

3) nakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — zaniechania uzywania graficznych znakéw

(nr 000091884), (nr 014015143) oraz V o

(nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy wiasnej dziatalnosci gospodarczej

towarowych BMW, tj. znakéw:

obowigzanego, w szczegodlnosci na stronie internetowej https://www. (...) przez umieszczenie na niej

wizerunkéw tych znakéw towarowych, w szczegodlnosci w postaci zdjeé: b .

@
, (@ BN

w szczegolnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, ze wszystkich

miejsc, gdzie zostatly uzyte przez obowigzanego, graficznych znakéw towarowych BMW, tj. znakdw:

(nr 000091884), (nr 014015143) oraz “ (nr 004319844), w tym usuniecia

tych znakoéw ze strony internetowej obowigzanego na portalu spotecznosciowym https:/fwww(...)/,

& &
gdzie zostaty uzyte w postaci wizerunkéw tych znakéw, np.: , , .
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Il. o nakazanie obowigzanemu zniszczenia stanowigcych jego wlasnosé towardw, ktére nie pochodza

z przedsiebiorstwa B. AG, a oznaczonych:

- stownego BMW zarejestrowanego pod nr 000091835



- graficznego zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego zarejestrowanego pod nr 014015143

- graficznego n zarejestrowanego pod nr 004319844

- sftownego PHANTOM zarejestrowanego pod nr 002897593

poprzez:

1) nakazanie zajecia — na czas trwania procesu — bedgcych wiasnoscig obowigzanego towaréw, ktore
nie pochodzg z przedsiebiorstwa B. AG, a oznaczone sg w/w znakami towarowymi BMW, w

szczegolnosci:

w,,.centrum-bmw. Pl

|-

(d) baneréw reklamowych okalajacych budynek: =

Wyrokiem wydanym 28 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWzt 68/18 Sad m.in.:

1. zakazat G.O. uzywania w obrocie handlowym znakdéw towarowych Unii Europejskiej: stownego BMW

zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasno$ci Intelektualnej pod nr 000091835 oraz

graficznych zarejestrowanego pod nr 000091884, zarejestrowanego pod nr

014015143 i m zarejestrowanego pod nr 004319844, polegajgcego na Swiadczeniu

ustug pod tymi znakami towarowymi oraz na uzywaniu tych znakéw w dokumentach handlowych i w

reklamie, a w szczegdlnosci:

A. na uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i

reklamowej, jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:



a) adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym https:// (...) -
b) nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu spotecznosciowym https://pl-

¢) nazwy przedsiebiorstwa CENTRUM-BMW, CENTRUM-BMW SERWIS lub Serwis CENTRUM-BMW
umieszczonej na stronie internetowej http:// (...).pl/, na stronie (...)/ oraz na reklamowych podktadkach

pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu) umieszczanych na samochodach oferowanych do

sprzedazy, np.:

d) oznaczenia www. (...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

o) Ngp
; www.centr um-D mW =
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przedsiebiorstwa pozwanego:

€) oznaczenia przedsiebiorstwa www. (...).pl umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:

wwW,C

B. na uzywaniu graficznych znakow towarowych@ , @ oraz m

(odpowiednio nr 000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy

wlasnej dziatalnosci gospodarczej pozwanego, w szczegdélnosci na stronie internetowej https://www.

g

(...), w postaci umieszczonych na niej wizerunkéw tych znakéw towarowych, np.:

2. nakazat G.O. zniszczenie stanowigcych jego wtasnos¢ i bedacych w jego dyspozyciji towaréw, kidre
nie pochodzg z przedsigbiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej:

stownym BMW zarejestrowanym w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr


https://pl-/
http://centrum-bmw.pl/
https://www.facebook.com/CENTRUM-BMW-221962777839533/
http://www.centrum-bmw.pl/
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000091835 oraz graficznymi zarejestrowanym pod nr 000091884,

zarejestrowanym pod nr 014015143 i ﬂ zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:

www.centrum'bmwl ”

w4

a) banerow reklamowych o wygladzie:

= CENTRUM-BMW |
—! W

-

o
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—
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b) podkfadek pod tablice rejestracyjne o wygladzie: ;
3. zasadza od G.O. na rzecz B. AG w Monachium kwote 8.750 (osiem tysiecy siedemset piecdziesiat)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.

Za przedawnione Sad uznat roszczenia wynikajgce z uzywania stownych unijnych znakow

towarowych BMW i PHANTOM w oznaczeniach:

- adres strony internetowej http:// (...).pl/ utworzony w domenie (...).pl - uzywany od 2010 r;
przedawnienie nie obejmuje adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym https://pl-(...) brak

bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego uzywany

- adresy email: (...).pl, (...).pl, (...)-pli (...).pl - powigzane ze strong internetowa, przedawnienie nie
obejmuje nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu spoteczno$ciowym https://pl-(...)brak

bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego uzywany

E

- oznaczenie stowno-graficzne oraz firma pozwanego P. lub G.O.P. uzywane co najmniej
od 2010 r., co byto znane powodce w 2012 r.

W tym zakresie powddztwo zostato oddalone. (pkt 3.)

1 pazdziernika 2020 r. G.O. wnidst o uchylenie zabezpieczenia udzielonego B. AG w
punktach I. i Il. postanowienia z 28 wrzesnia 2018 r., poniewaz odpadta przyczyna zabezpieczenia.
Wskazat na prawomocne czesciowe oddalenie powddztwa, wyrok wydany w sprawie sygn. akt XXII

GWzt 68/18 nie zostat bowiem przez powoda zaskarzony.


http://centrum-bmw.pl/
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Obowigzany wskazywat na niedopuszczalnosé prob egzekucji zasgdzonego tymczasowo
Swiadczenia, pomimo jego oddalenia przez Sad podjetych przez B . AG w sprawie sygn. akt XII Co
548/20 Sadu Rejonowego dla Krakowa-Podgorza w Krakowie.

Sad zwazyk:

Na podstawie art. 742 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowigzany moze w kazdym czasie zgdac
uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, ktéorym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie
lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia. Chociaz stuzy od prawomocnych formalnie postanowien, co
moze upodabnia¢ go do przypadkéw ponownego orzekania w sprawie prawomochie osgdzonej, nie
stanowi on jednak podstawy ponownej merytorycznej weryfikacji zasadnosci wniosku, ktérg jest
zazalenie. Jest jedynie sposobem dokonania zmiany lub uchylenia udzielonego zabezpieczenia
stosowanym w sytuacjach, gdy stato sie ono nieadekwatne ze wzgledu na zmiany okolicznosci stanu
faktycznego. (por. A. Jakubecki, Komentarz do art. 742. Kodeksu postepowania cywilnego, LEX 2015,
a takze postanowienie Sgdu Najwyzszego z 23/08/1989 ., Il CZ 135/89)

Ustawodawca uzaleznia uwzglednienie wniosku od wykazania zaistnienia jednej z przestanek:
. odpadniecia podstawy zabezpieczenia (w szczegolnosci interesu prawnego) lub

. Zmiany przyczyny zabezpieczenia.

Przyczyna zabezpieczenia odpada lub zmienia sie wéwczas, gdy po udzieleniu zabez-
pieczenia roszczenie przestato by¢ wiarygodne bgdz przestat istnie¢ interes prawny uprawnionego w
udzieleniu zabezpieczenia. Jak zostato podnoszono w judykaturze, zasadno$¢ Zzadania diuznika
uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia udzielajgcego zabezpieczenia, opartego na
twierdzeniu, ze odpadta lub zmienita sie przyczyna zabezpieczenia, uwarunkowana jest wykazaniem
zmian, jakie nastgpity w stanie faktycznym sprawy stanowigcym podstawe udzielenia zabezpieczenia.
(postanowienie Sagdu Najwyzszego z 23.08.1989 r. Il CZ 135/89) Zgodnie z regutg rozktadu ciezaru
dowodu sformutowang w art. 6 k.c. — to na pozwanym spoczywa obowigzek wykazania, ze po
udzieleniu zabezpieczenia zaistniaty okolicznosci faktyczne skutkujgce odpadnieciem jego podstawy

lub zmiang przyczyny zabezpieczenia, on bowiem wywodzi z tego dla siebie skutki prawne.

Wniosek G.O. nie zastuguje na uwzglednienie, albowiem okolicznosci, na ktére
wskazuje obowigzany nie stanowig podstawy do uchylenia lub zmiany zabezpieczenia, lecz do
stwierdzenia jego upadku. Przepis art. 744 § 1 k.p.c. stanowi, Zze razie prawomocnego oddalenia
powddztwa (takze czesciowego) zabezpieczenie upada. Na wniosek obowigzanego sgd moze wydac
postanowienie stwierdzajgce upadek zabezpieczenia w czesci, do ktérej odnosi sie oddalenie
powddztwa. (art. 754" §3wzw. zart. 744 § 3k.p.c.)



